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Writ. I OPPS365 

Proc6dare de recours T 894/05-3 J.IO 



L'opposante soumet ci-joint ces observations concemant le mdmoire de recours du titulaire 
notifi61e 20.09.2005. 



1. NOUVELLESREQUETESDUnrULAIRE 

L'opposante est d'avis qu'aucune des nouvelles requetes ne satisfait aux exigences de 
la CBE. Elle confirme d^ lors sa requete en revocation pure et simple du brevet 
attaqu6. 

Concemant la requ&te du titulaire de renvoyer I'af&ire en premiere instance pour 
d&idcT de I'existence du droit de priority, I'qiposante soumet que cette question entre 
dans le cadre de revaluation de la nouveautd de Tobjet du brevet attaqu6 par rapport au 
document Dl. Or, la Division d'opposition a incontestablement decide sur cette 
question. 

D^s lors l'opposante soumet que les deux parties b^neficient par la prdsente instance du 
double degre de juridiction en ce qui concerae cette qu^on tranch^e par la Division 
d'opposition. 
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2. MOTIFS AFFECTANT DE LA MEME MANIERE TOUTES LES REQUETES 

2.1. NOUVEAUTE PAR RAPPORT A Dl 

Afin d'eviter des repetitions, Topposante se reffere aux points 2.1-2.3 de son m6moire 
de recours* La demonstration d'absence de nouveaute effectuee s'applique egalement 
aux nouvelles requStes. 

En effet, les revendications ind6pendantes de toutes les nouvelles requetes incluent la 
caractdristique «. . .hydrocarbon. . .in an amount from 1 to 4% by weight » qui n'est pas 
divulguee dans le document de priority. Aussi, chaque jeu de revendications inclut 
une revendication dependante contenant une gamme cree au d^art du point 
HFC-125/HFC-134a/R-600 46.5/50/3.5, point absent dans le document de priorit6. 

Au moins toutes les revendications pr^itees sont ant6rioris6es par la divulgation de 
Dl d'unc composition HFC-125/HFC-l34a/R-600 46.5/50/3.5 utiliste comme 
refrigerant en renq)lacement du R-22. 

2.2. NOUVEAUTE PAR RAPPORT A D2 

Les revendications ind^pendantes de toutes les requetes incluent la composition objet de la 
requfete maintenue par la Division d'opposition. L'opposante estime done que ces requetes 
sont antdrioris^es par D2 pour les raisons exposees au point 2.4 de son m6moire de recours. 

23, ACnVITE INVENTIVE 

En I'absence de requete satisfaisant i Texigence de nouveaute, l'opposante se ref^e au 
point 3 de son m^moire de recours et au point 5 de son m^moire d'opposition ainsi que les 
documents cit6s dans ces lettres. 

2.4. ARTICLE 123(2) 

Malgre reiimination de la revendication 16 du brevet tel qu'octroye, correspondant a la 
revendication 15 de la premiere requete auxiliaire consid^^e par la Division d'opposition, 
les revendications depdidantes 14 et 17 de la requete principale et revendications 
correspondantes dans les requStes auxiUaires ne sont pas admissibles pour les raisons 
exposdes entre autres dans le point 5.5 de la decision de la Division d'opposition. 

3. OBJECTIONS SPEaFIQUES AUX DIFFERENTES REQUETES 
3.1. REQUETE PRINCIPALE 

3.1.L Article 83 

L'opposante souhaite attirer Tattention de la Chambre de Recours sur le m6moire de 
recours du titulaire p.4 qui constate concemant I'enseignement du brevet attaque : 
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« Furthermore, there is no disclosure anywhere in the application as filed that the 
refrigerant composition may comprise additional components or what these 
components may be.** 

Ceci confinne le bien-fond6 de Tobjection d'insuffisance de description soulev6e 
initialement par Topposante (point 2 du memoire d'opposition). Le titulaire 
Im-meme confinne en fait I'absence dans le brevet attaqu^ de toute infonnation 
permettant i Fhoniine du metier de mettre en oeuvre des compositions selon la 
revendication 1 de la requete principale, comprenant 30% de composante (i). 

3.1.2. Article 123(2) 

II est bien etabli que lorsqu'on effectue une combinaison de caract^ristiques dans un 
document, c'est bien cette combinaison qui doit ddriver de mani^e non Equivoque 
du document. 

A ce sujet Topposante souhaite citer k nouveau dans le mimoire de recours du 
titulaire p.3 : 

Uispcnnlisdoutthaladtorthe broadest, UMlpicfdfQdnn^idicdtqKmlbr die 
sBinndBiads u the fntseal Miio Request aic discta 

scose; in $e|iantep»agnphs(pftsc3J«tes 10*13 and tmc^ They 
are ndiher issoctMed wi(h psrdcoltf coinp^^ 

assocbledwilhpBTticttlBriBii^ ror^AlbercottpDBCMifbnnEDgthexeingn^ 
ooiqpQStioD. Coosoqucally, Ibese dbctotttts repment geosHc ivng^ for caA 
oqmpaorat whidi cm thetefoiebe combined wiibooi dw intndiidbo of a new 
tedmicd teadkiag whidi m DOl pietett in the appSc^^ 

L'opposante est bien d'accord avec Tanalyse du titulaire selon laquelle les gammes 
divulguees ont un caract&re g6n6rique et que rien dans la demande telle que d^osSe 
n'etaye des combinaisons plus specifiques associant ces gammes avec des composes 
spScifiques ou des gammes particuli&res. 

Or^ la conclusion tir6e, impliquant que pour Tun quelconque constituant sp6cifique, 
toute combinaison de ganmies specifiques de concentration serait divulgu6e 
contredit au principe de base bien reconnu par TOEB, selon lequel le g^nerique ne 
divulgue pas le specifique qui serait compris dans le g6n6rique ou a fortiori une 
combinaison de plusieurs individualisations sp6cifiques. 

L'inteipretation de la demande telle que d^os6e» effectude par le titulaire lui-m&me 
confinne done le bien fond6 de la dteision de la Division d'opposition au point 5.3 
et les arguments developp6s par Topposante au point 1 de son memoire d'opposition 
constatant que les revendications correspondant k la requ&te principale enfreignent 
I'Art. 123(2) CBE. 
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3.2. PREMIERE ETDEUXIEMEREQUETEAUXILIAIRE 

L*opposante est d'avis que les objections sous Article 83 et 123(2) explicitees au 
point 3.1 s*appliquent de la meme maniere a la premiere et deuxieme requete 
auxiliaire. 

3.3. TROISBEME REQUETE AUXILAIRE 

L'opposante se refere a son m^moire de recours qui concemait en particulier cette 
requete correspondant substantiellement k la requete maintenue par la Division 
d*opposition. Par ailleurs elle reitere que FSlimination de la revendication 7 de la 
requete maintenue par la Division d'opposition ne saurait pallier k la non-confonnite 
des revendications dependantes 6 et 9 aux exigences de I'Art. 123(2) CBE pour les 
raisons expos6es aux points 1 .6 et 1 .7 de son m6moire de recours. 



CONCLUSION 

L'opposante/requerante est d'avis qu'aucune des requites en instance ne satisfait aux 
exigences de la CBE. Elle est dds lors d'avis que sa requite en revocation du brevet attaqu6 
est entierement justifiee et elle confirme qu'elle sollicite I'institution d'une procedure orale 
pr&ilablement i toute decision ne r^oquant pas le brevet attaque. 



Le mandataire, 




Stefan MROSS 
Pouvoir g&ifiral n*'46764 



SOLVAY 



DIRECTION CENTRALE RECHERCHE &TECHNOLOGIE 
INTELLECTUAL ASSETS MANAGEMENT 



OFFICE EUROPEEN DES BREVETS 



D - 80298 MUNCHEN (AUemagne) 



Attention : Direction generals II 



DCRT-IAM-PAT/SMR:CTD 



FACSIMILE 

RECOMMANDE (+ Acc. Rec.) 



Bruxelles, le 30 mars 2006 



Writ.: OPPS365 

Procedure de recours T 894/05-3.3.10 

L'opposante soumet ci-joint ces observations concemant le m6moire de recours du titulaire 
notifi61e 20.09.2005. 

1. NOUVELLESREQUETESDU TITULAIRE 

L'opposante est d'avis qu'aucune des nouvelles requetes ne satisfait aux exigences de 
la CBE. EUe confirme dhs lors sa requete en revocation pure et simple du brevet 



Concemant la requete du titulaire de renvoyer I'affaire en premiere instance pour 
decider de Texistence du droit de priorite, Fopposante soumet que cette question entre 
dans le cadre de revaluation de la nouveaut6 de I'objet du brevet attaquS par rapport au 
document Dl. Or, la Division d'opposition a incontestablement decide sur cette 
question. 

Des lors Fopposante soumet que les deux parties beneficient par la pr^sente instance du 
double degre de juridiction en ce qui conceme cette question tranchee par la Division 
d'opposition. 
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2. MOTIFS AFFECTANT DE LA MEME MANIERE TOUTES LES REQUETES 

2.1. NOUVEAUTE PAR RAPPORT A Dl 

Afin d'eviter des repetitions, Topposante se refere aux points 2.1-23 de son memoire 
de recouFS. La demonstration d^absence de nouveaut6 efTectuee s'applique egalement 
aux nouvelles requStes. 

En efTet, les revendications independantes de toutes les nouvelles requetes incluent la 
caract6ristique «. . .hydrocarbon. . .in an amount from 1 to 4% by weight » qui n'est pas 
divulguee dans le document de priority. Aussi, chaque jeu de revendications inclut 
une revendication dependante contenant une gamme cree au depdit du point 
HFC-12S/HFC-134a/R-600 46.S/S0/3.S, pomt absent dans le document de priority 

Au moms toutes les revendications pr^citees sont ant6rioris6es par la divulgation de 
Dl d'une composition HFC-12S/HFC-134a/R-600 46.S/S0/3.S utilis6e comme 
r6frig6iant en renq)lacement du R-22. 

2.2. NOUVEAUTE PAR RAPPORT A D2 

Les revendications ind^endantes de toutes les requetes incluent la composition objet de la 
requete maintenue par la Division d'opposition. L'opposante estime done que ces requStes 
sont ant^oris6es par D2 pour les raisons expos^es au point 2.4 de son memoire de recouis. 

2.3. ACnVITE INVENTIVE 

En Tabsence de requete satisfaisant k I'exigence de nouveaute, Topposante se ref^e au 
point 3 de son m£moiie de recours et au point S de son memoire d'opposition ainsi que les 
documents cit6s dans ces lettres. 

2.4. ARTICLE 123(2) 

Malgr^ raimination de la revendication 16 du brevet tel qu*octroye, correspondant a la 
revendication 15 de la premiere requete auxiliaire consideree par la Division d'opposition, 
les revendications d6pendantes 14 et 17 de la requete principale et revendications 
correspondantes dans les requetes auxiUaires ne sont pas admissibles pour les raisons 
expos6es entre autres dans le point 5.5 de la decision de la Division d'opposition. 

3. OBJECTIONS SPECinQUES AUX DIFFERENTES REQUETES 
3.1. REQUETE PRINCIPALE 

3.1.1. Article 83 

L'opposante souhaite attirer Tattention de la Chambre de Recours sur le memoire de 
recouis du titulaire p.4 qui constate concemant Tenseignement du brevet attaqu6 : 
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« Furthermore, there is no disclosure anywhere in the application as filed that the 
refrigerant composition may comprise additional components or what these 
components may be** 

Ceci confiime le bien-fonde de robjection d'insuffisance de description soulev6e 
initialement par Topposante (point 2 du m6moire d'opposition). Le titulaire 
lui-meme confirme en fait I'absence dans le brevet attaque de toute information 
permettant k Thonune du metier de mettre en ceuvie des compositions selon la 
revendication 1 de la requete principale, comprenant 30% de composante (i). 

3.1.2. Article 123(2) 

II est bien etabli que lorsqu'on effectue une combinaison de caract6ristiques dans un 
document, c*est bien cette combinaison qui doit d6river de maniere non Equivoque 
du document. 

A ce sujet Popposante souhaite citer k nouveau dans le m^moire de recours du 
titulaire p.3 : 

ft b poinlfid out dul cad) of the hraadest, ind incic^ 

ni i ia i dui c a is n difi prtsuA Masa Rcqoesl are ditclgwd hi the q^icalioo io a ^tOBrd 

locc^ia separate |»3fagrapfas(pa^3J{nei 10*13 and line 3^ They 

are ndlher asioctaied with paitiaibr coaapouiuls apcdfied (br eadi oompottenl nor 

associrtfld with paiticiibr Bui||ft fiif tbjt ofliof coflipOBafltt fixn^gtiwiefiiscnBil 

oompofitioa CansogucnilyytfiesedisclosttreaNyresmgeneH 

c a inp a ne nt wlucb can tbcrefore be coRilrined withooi die i mredi ic t ion of a iievf 

technkal ftearliingiwtudi wai DOI pieicnt in die eppIicatioQ a filed. 

L*opposante est bien d'accord avec Tanalyse du titulaire selon laquelle les gammes 
divulguees ont un caractire gdn^rique et que rien dans la demande telle que d^oste 
n'6taye des combinaisons plus sp6cifiques associant ces gammes avec des composes 
spteifiques ou des gammes particuli^es. 

Or, la conclusion tir6e, impliquant que pour I'un quelconque constituant sp6cifique, 
toute combinaison de gammes spteifiques de concentration serait divulgu6e 
contredit au principe de base bien reconnu par TOEB, selon lequel le g6n6rique ne 
divulgue pas le specifique qui serait compris dans le g6n6rique ou a fortiori une 
combinaison de plusieurs individualisations sp6cifiques. 

L'interpretation de la demande telle que d^os&, effectute par le titulaire Iui-m6me 
confirme done le bien fond6 de la decision de la Division d'opposition au point 5.3 
et les arguments developp^s par Fopposante au point 1 de son mdmoire d'opposition 
constatant que les revendications correspondant k la requite principale enfireignent 
TAit. 123(2) CBE. 
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3-2, PREMIERE ET DEUXIEME REQUETE AUXILIAIRE 

L*opposante est d*avis que les objections sous Article 83 et 123(2) explicitees au 
point 3.1 s'appliquent de la meme maniere a la premiere et deuxieme requete 
auxiliaire. 

3.3. TROISIEME REQUETE AUXILAIRE 

L'opposante se refere k son memoire de recours qui concemait en particulier cette 
requete correspondant substantiellement k la requete maintenue par la Division 
d*opposition. Par ailleurs elle r^itke que Telimination de la revendication 7 de la 
requSte maintenue par la Division d'opposition ne saurait pallier k la non-conformite 
des revendications dependantes 6 et 9 aux exigences de TArt. 123(2) CBE pour les 
raisons ^pos6es aux points 1.6 et 1.7 de son memoire de recours. 



CONCLUSION 

L'opposante/requerante est d'avis qu'aucune des requetes en instance ne satisfait aux 
exigences de la CBE. Elle est d^s lors d'avis que sa requete en revocation du brevet attaqu6 
est enti^ment justifiee et elle confirme qu'elle sollicite Tinstitution d'une proc6dure orale 
prdalablement k toute decision ne r6voquant pas le brevet attaque. 



Le mandataire, 




Stefan MROSS 
Pouvoir g6n6ral n**46764 



